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職務発明制度に係る法的論点の検討
―知的財産高等裁判所平成21年６月25日判決を契機に―
大 友 信 秀
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はじめに
平成23年10月24日、最高裁判所は知的財産高等裁判所判決（以下、知財
高判という。）に対してなされた一審原告（従業員ら）の上告申立に対し
て、上告棄却、上告不受理決定を下し、一審被告（ブラザー工業）の上告
受理申立に対しても上告不受理決定を下し、これにより、合計5637万7813
円の「相当の対価」及び遅延損害金の支払いを命じた平成21年６月25日の
知財高判が確定した。
本事件は、いわゆるラミネート式ラベルライターに関する機構を共同開
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発した現社員及び元社員が特許法旧35条に基づき、ブラザー工業株式会社
に対し職務発明の承継に伴う「相当の対価」及び遅延損害金の支払いを求
めた事件である。対象となった発明は、ブラザー工業株式会社が昭和61年
から62年にかけて出願したラベルライターに関する特許・実用新案であ
り、その実施品はテプラ（キングジム社へのOEM 製品）やピータッチ（ブ
ラザー工業自社製品）という商品名で広く知られている。
知財高判は、従業員側が主張していた、自らの発明に基づく日本国外に
おける売り上げ（平成21年３月末までで3000億円を超える。）に関しても「相
当の対価」の算定の基礎として考慮した。
同事件では、職務発明に基づく従業者が受けることができる「相当の対
価」の算定方法が争われたが、算定手法、時効期間等、個別の問題の理解
のためには、職務発明制度の趣旨を正しく理解することが不可欠である。
本稿は、職務発明制度の趣旨を、改正時の理解を示し、現状と比較するこ
とで明らかにし、その上で、原審で問題となった個別の論点について検討
する。
１ 職務発明制度の趣旨
我が国における職務発明制度は、現代の発明が主に組織内で行われるこ
とを前提に、従業者とその使用者との双方に発明に対するインセンティブ
を与えたものと説明される。したがって、特許法35条の解釈においては、
規定の解釈がどちらか一方に偏したものとなってはならない。本件に適用
される特許法旧35条の改正時における工業所有権制度改正審議会答申説
(１)
明書が、この解釈に必要な制度趣旨を以下のように述べている。
?勤務発明の問題は審議会において最も論議のあつた事項である。一番最
初にとり挙げられ、最後になつて漸く結論をみたほどの難問である。勤務発
明については色々の角度から検討されたのであるが、結論としては現行法の
(１) 特許庁『工業所有権制度改正審議会答申説明書』（発明協会、1957年）
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基調はくずさないで、予約承継の認められる範囲をある程度拡げることによ
つて現状に即することができるようにすると共に、反面被用者の受くべき補
償金額に対する基準を明かにすることによつて、実質的に被用者がむくいら
れ、それによつて一層発明奨励の目的を達することができるようにしようと
いうのである。ただ、そのような結論の根底には、勤務発明制度の根本にふ
れるような大きな問題が横たわつており、その基本問題を理解することは今
回の改正の趣旨を知る上に缺くことはできないと考えられるので説明してお
くことに
(２)
する。」
また、法人発明を何故認めなかったのかについては、以下のような理由
を示している。
?……旧法（明治42年法）……では、……職務上なされた発明については
原則として使用者がその権利を取得するということになつている。経済的に
みると今日の社会においては発明活動は企業にとつて欠くことの出来ない経
済活動となつており、従つて各企業は研究を組織化し、技術の各分野を総合
して計画的に発明活動をなしており、重要な発明はすべてそのような状況の
下において始めて生れて来るのである。いわば集団による発明の時代であつ
て、一個人の天才のひらめきによる時代は昔のことである。このような現実
からすると、この集団すなわち法人に発明についての権利を与えないのは少
し片手落ちではないか。勿論法人が発明の権利を取得したからといつて、そ
の発明に関与した個人に対して全然むくいないということは到底考えられな
いことである。何故なら法人としても優秀な発明を欲するであろうから、そ
れが生まれるような奨励等を講じないはずはないからで
(３)
ある。」
?以上のべた法人発明の制度を何故採用しなかつたかといえば、法律上は
ともかくとして、現実においては被用者たる発明者が十分にむくいられてい
るとはいえないのであり、そのような現実を一歩前進して今少し被用者たる
発明者を厚く遇した方が発明奨励の目的にかなうというのであり、そう考え
ると法人発明を認めることは却つてその意味からみて逆行することになりは
しないかということを恐れたためではないかと考えら
(４)
れる。」
さらに、使用者に法定実施権が与えられている意味については以下のよ
(２) 同上、20-21頁。
(３) 同上、21頁。
(４) 同上、21-22頁。
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うに示している。
?なお、そのほかに問題としては、使用者が職務発明を実施する権能（法
定実施権）を有するのは現行通りとしても無償を改めて有償にしてはどうか
ということも提案されたが、職務発明に対する使用者の貢献からみて現行法
がバランスがとれているというので取り上げられなか
(５)
つた。」
以上のように、改正時において、すでに組織内での発明行為は、集団に
よって生み出されることを十分に意識しており、それでもなお、現行制度
を認めたのは、それが発明奨励の目的にかなうと考えたからである。この
ような改正時の理解を前提とした場合、現在の産業、そしてそれと発明行
為との関わりを考える際には、法が被用者たる発明者に認めた権利を起点
にしなければならず、その解釈が法人発明を認めたのと結果として同じに
なる解釈を採用してはならない。
上記答申説明書は、法定実施権の意味についても、これが使用者に認め
られるのは、職務発明に対する使用者の貢献を考慮した結果であることを
示している。被用者が職務発明をなした際に、使用者に通常実施権が認め
られることがあたかも法が自動的に認めている権利であるかのような解釈
もしたがって認められず、ここにも法が使用者と被用者とのバランスを考
慮している姿勢が現れている。
このような制度趣旨からは、発明は本来、現実に発明行為をなした者に
帰属するが、組織内で行われた発明に関しては、発明奨励という目的の
下、使用者と被用者にバランスのとれたインセンティブを与えるため、詳
細に制度設計されたことが導き出される。
答申説明書が「実質的に被用者がむくいられ、それによつて一層発明奨
励の目的を達することができるようにしようというものである。」と述べ
るところからは、近時唱えられているインセンティ
(６)
ブ論に通じるものは伺
(５) 同上、23頁。
(６) 田村善之「職務発明にかかる補償金請求訴訟における無効理由斟酌の可否につ
いて」知財管理60巻２号172頁、島並良「職務発明の承継対価と使用者の利益―
2009年に下された２つの知財高裁判決によせて」ジュリスト1394号46-51頁等参照。
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えない。したがって、近時のインセンティブ論が提唱する、職務発明に基
づく相当の対価の額を頭打ちとする考え方も法35条の制度趣旨と相容れな
いものと言わざるを得ない。
２ 職務発明における発明者の貢献度の評価方法一般に
ついて
答申説明書は、その当時にすでに「集団による発明の時代であつて、一
個人の天才のひらめきによる時代は昔のことである。」との考え方があっ
たことを述べ、それでも発明者の権利を尊重すべきことを示している。こ
のことは逆に言えば、企業のそれまでの方針から発生したものではない、
個人の能力にかかる点が大きい発明に関しては十分に評価すべきことを示
しているものである。
このような点からは、それまでの使用者の業務内容とは関係ない発明を
被用者が行った日亜化学工業事件（青色発光ダイオード発明）において、東
京高等裁判所が行った和解
(７)
勧告は、十分に法の趣旨を理解したものとは評
価し得ない。
平成16年特許法改正が、「相当の対価」の算定にかかる莫大な時間と費
用が産業発展の足枷となりかねないため、この弊害を除去することを狙っ
たものであるとする意見もあるが、これにはにわかに賛成しがたい。「相
当の対価」の算定に必要な主張・立証の負担は、原告である発明者がより
重く負担しており、個人としてこれに対応しているのが現実の状況であ
る。被告企業は個別の訴訟負担を自らが行う事業全体の中でリスク配分す
ることができるのに比べ、個人である発明者はそのようなリスク配分が全
くできない状況で対応していることを充分に認識する必要がある。実際、
日本企業の多くは、米国における訴訟では、訴訟外での和解等の解決を選
(７) 東京高裁平成17年１月11日判時1879号141頁。
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択することでコスト及びリスクを減少させている。日本における職務発明
の相当の対価請求事件において、使用者側が最高裁判所までコストをかけ
て争うのは、日亜化学工業事件の東京高等裁判所の和解勧告のように、使
用者に極端に有利な判断を採用する上級審があったからである。企業が負
担するコストに関する議論を行うのであれば、前提として、そのために訴
訟係属をあきらめる米国におけるような現状が見られる必要があるが、我
が国における職務発明関連訴訟にはそのような傾向は見いだせず、企業の
コスト負担を理由とする主張は、このような現状に対して目を伏せた意見
であると言わなければならない。
また、職務発明の承継に伴う「相当の対価」の額が高額化していること
が日本企業の研究拠点が海外に脱出するという我が国国内の発明の奨励を
阻害しているとする意見もあり、そのような意見はとりわけ研究開発型産
業として製薬企業を念頭に置いているようである。しかしながら、抽象的
なインセンティブの証左の存否の問題はともかく、外資の製薬企業が海外
に研究拠点を移しつつあるとの事情をこの問題に関連づけることは明らか
な事実認識の間違いがあると言わなければならない。医薬品産業において
は、有効な発明が出現する確率はもともと極めて低く、そのリスクは大企
業が医薬品関連発明を行うベンチャー企業等を買収することで解消してき
たのが多くのメジャー企業に見られる状況である。医薬品関連技術の発明
は、たった一つの発明がその後、当該企業をその発明に基づく特許期間中
維持することも可能な莫大な利益を上げる。仮に我が国の職務発明制度が
他の先進諸国に比べ、相対的に被用者に有利に制度設計されていたとして
も、これが被用者のインセンティブとなり、発明の出現確率が上がるので
あれば、製薬企業は我が国に研究拠点を置くという選択をするであろう。
外資の製薬企業が海外に拠点を移しつつあるということを我が国の職務発
明制度と関連づけて論じるのであれば、我が国の職務発明制度が使用者に
有利なため、被用者のインセンティブとならず、十分な発明が生まれない
環境がその原因となっているとも推測できる。外資の製薬企業が海外に研
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究拠点を移しているという事実に関して、考えられるその理由は多様であ
り、それは、研究機能を自前の組織で持つのではなく日本のベンチャー企
業に求めるという選択を含む、世界的な研究開発資源投資の効率化の点か
ら、より一層魅力的な地域にシフトしただけという可能性もある。また、
医薬品の発明は、発明行為それ自体以上に、その後の治験への対応が製品
化を大きく左右する点でも、他の分野とは異なる特徴を有している。海外
の製薬企業が日本を離れるより大きい原因は、日本における治験にかかる
時間とコストの問題にもあり、日本における「相当の対価」の額の上昇を
直接の原因、もしくは主要な要因とすることは正しくない。
したがって、職務発明として、発明者の貢献度が高い発明に対する「相
当の対価」の算定は、具体的事案に則し行えば足りるものであり、その結
果、使用者の売上等に従い高額となってもそれ自体が制度趣旨を阻害する
ものと評価されることがあってはならない。そもそも現行法における制度
趣旨としても、相当の対価が高額となることを問題視する以前に、それで
はなぜ、法は端的に法人発明制度を採用しなかったのかという点を確認し
ておかなければならない。法は、権利自体の承継及び通常実施権の付与に
関しては使用者の便宜のためにこれらを用意し、それに対して、被用者に
は「相当の対価」を与えることで事後的に調整することで両者のバランス
をとったと解するほかない。これに反して、被用者に唯一用意された「相
当の対価」を法文上根拠のないインセンティブ論により減額するという
(８)
解釈は現行法の制度趣旨を逸脱するものである。
さらに、原審である知財高判は「ダイモ契約権利」との関係で「原告発
明との技術的結びつき」を「相当の対価」の算定で重視しているが、職務
発明制度は、その算定を「その発明により使用者等が受けるべき利益の額
（旧35条４項）」から行うことを規定している通り、被用者が行った発明が
起点となるものであり、具体的な特許権に加え、その基礎となった発明と
(８) 同上。
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の技術的結びつきを重視することは制度趣旨及び条文に沿った解釈であり
妥当である。
３ 独占の利益（超過利益）の意味
職務発明に係る「相当の対価」の算定で評価の対象となる独占の利益は
法的に禁止権として保障されたものによる独占の利益に限られない。職務
発明に関しては、発明者から権利を譲り受けた使用者がその法的地位を利
用して利益を生み出しているのであり、このような法的地位を利用してい
ることを捨象してこれを当然の利益ということはできないからである。こ
のような法的地位としては、消極的効力として、侵害行為を直接禁止でき
ることに限られず、特許化された権利をもとに不法行為者や共同不法行為
者に対して損害賠償を求めること、或いは、特許化以前に公開に伴う補償
金請求権に基づいて警告を行うこと、また、積極的効力として、使用者の
選択としてその発明技術を特許出願せず秘匿し独占することもできるし、
ライセンスすることも可能である。他者にライセンスしているという事実
についても、発明技術を他者にライセンスすることは、その発明技術を譲
り受けた使用者がそれを出願しているか否か、権利化しているか否かに係
らずライセンスを望む他者との間で法的地位を利用して自由に決められる
ことであり、ライセンスすれば収益となる。このような法的地位を活用し
たことによる利益を独占の利益と捉えなければ、ライセンス収入さえも単
なる「事実上の独占の利益」などという捉え方になりかねず法の解釈とし
て成り立たない。
職務発明を譲り受けた使用者の地位は、通常実施権者としての地位と特
許権者としての地位が共存しているのであり、独占の利益の算定において
は、使用者が現実に得た利益のうち被用者から特許技術を独占できる地位
を譲り受けたことから導かれた（相当因果関係を構成している）ものについ
ては、その評価の対象としなければなら
(９)
ない。したがって、承継された発
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明は特許発明であることまで要求されるわけではなく、ノウハウとして秘
匿されたとしても、特許法35条の適用は認めら
(10)
れる。
４ ?間接侵害」と「独占の利益」もしくは「超過利益」の
関係、特許権が無効理由を含む場合の問題
本件において被告企業は、第三者による間接侵害が成立しない態様での
実施にあたる部分は、特許権の禁止権が及ばないため、独占の利益の算定
において参入できないと主張していた。しかしながら、発明者である被用
者から譲り受けた権利により得た利益の算定という問題と当該発明から成
立した特許権の禁止権がどこまで及ぶかという問題は同一ではない。使用
者の受けるべき利益の算定においては、特許権の禁止権の範囲にとどまら
ず、譲り受けた発明に由来する利益が事実上どこまで及んでおり、そのう
ち、どの部分がたとえ自らが特許権者でなくとも通常実施権を有するとい
う地位のみで得られた利益なのかを算定して具体的に導く作業が必要とさ
れる。
また、仮に特許権が無効理由を含んでいた場合にも、上記理由から、実
際に使用者が職務発明により得ていた利益が存在する場合に、事実上、特
許の無効理由が問題となっていなかった場合には、当該利益に関して無効
理由があることそれ自体が利益の存在を否定することにはならない。使用
者が実際には職務発明に基づき利益を上げていながら、職務発明の承継に
(９) 吉田広志「職務発明関連訴訟における新たな動向」知的財産法政策学研究27号
32頁（2010年）（特許権による排他的利益はもちろんのこと、特許を受ける権利の
承継と因果関係のある利益、すなわち出願するかどうかの選択の機会を与えられた
という利益、当該職務発明を出願した場合に得られる先願（＝後願排除）の利益、
当該発明を実施した場合の市場先行の利益、当該職務発明を営業秘密（ノウハウ）
として利用した場合の競業者に対するアドヴァンテージ等、考え得る限りのありと
あらゆる利益が含まれると解されることになる。）。
(10) 東京地判昭和58年12月23日無体裁集15巻３号844頁。
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伴う「相当の対価」請求に対して、当該発明が無効であったという抗弁を
持ち出すことは、利益の不存在を証明するものとならないのみならず、自
らの行為と矛盾するものであり禁反言に該当し、そもそも許されるもので
はない。この理解は、「無効となった特許権といえども、それまでの実施
により使用者は排他的な利益を上げており、無効になったからといってそ
の利益を使用者が吐き出す義務はない。対価算定の局面では、法律上排他
的地位にあったかどうかではなく、事実として排他的利益を上げていたか
どうかにのみ依るべきであ
(11)
ろう。」として学説により広く支持されている。
さらに付言すれば、特許が無効となるかどうかは、特許発明の価値以上
に、特許請求の範囲（クレーム）の作成技術によるところが大きく、その
ことをコントロールできる使用者が、これに関与することができなかった
被用者に対して抗弁することは、自らの行為の瑕疵を自己に有利な主張と
して利用することになり、これを許すことは根本的な誤りを含み、被用者
に対して、過度の不公平、ならびに不利益を及ぼすものである。
５ 相当の対価の具体的算定について
原審は被告自己実施分に関して、法定通常実施権を超える実施分につい
て超過利益を算定できるので、通常は50～60パーセントを減額すべきとし
た。これに対して、アプリオリに40～50パーセントが超過利益の額となる
と措定することは特許法35条の解釈として適当ではないとする考え方もあ
り、とりわけ割合を定めることが従業員側に有利になるとする考え方もあ
る。
しかしながら、原審が法定通常実施権を超える実施分について超過利益
を算定するのに、通常は50～60％を減額すべきとしたのは、職務発明が成
(11) 吉田広志「職務発明に関する裁判例にみる論点の研究」田村善之＝山本敬三編
『職務発明』（2005年、有斐閣）85頁。設 隆一／飯村敏明＝設 隆一『知的財産関
係訴訟』（2008年、青林書院）333頁も支持。
早法87巻３号（2012）62
されるまでに使用者がした負担や貢献を考慮して通常実施権が与えられる
ことを数値的に評価したものであって、使用者または発明者のどちらか一
方を有利に扱おうとするものではない。
すなわち、通常実施分を超える超過分は、当該発明を使用者が譲り受け
た場合と譲り受けていない場合（発明者が他者へ譲り渡した場合）との差と
して現れる分と言える。そして、職務発明に関し通常実施権を有する使用
者は、当該発明を譲り受けていない場合、当該発明が有用なものであれ
ば、少なくとも市場に１名以上の競業者が現れ、その者の存在を肯定して
当該発明の実施をする必要がある。したがって、使用者と競業他者の技術
力等に差があることを考慮しないとすれば、市場における販売額（量）の
うち、半分が競業他者のものとなり、残りの半分が自らに帰属することと
なる。ここで、自らに帰属することとなる分が当該発明を譲り受けずとも
得られた分に相当するからその分が減額すべき分にあたると説明すること
ができるからである。
また、数多くの発明を利用している工業製品のようなケースにおいて
は、実際に超過分を算出する際に、他の発明の寄与によるものが含まれる
のであれば、それらの発明間の寄与度に応じてさらに調整することで、適
正な超過分を導くことが可能となる。このことは、寄与度が低い発明であ
れば結局その発明による超過分は低くなるということであり、逆に高いも
のは高くなるということである。原審はまさにそのような方法で算定して
いる点でも妥当である。
そもそも職務発明における使用者の自己実施における「独占の利益」の
算定方法は、具体的に法条に明記されているわけではなく、具体的な事案
ごとに裁判所が判断を任された事項である。これまでの判例は、職務発明
の対価請求事件の発展に伴い、具体的事実の反映と一般的算定式の定立と
を調和させ発展させてきた。したがって、算定式に一般的に適用可能な部
分があること自体は、算定基準が適切ではないとの批判とはならない。
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６ 時効期間
職務発明に対する相当対価請求権の消滅時効期間については、使用者等
と従業者等の労働基準法上の通常の賃金請求権に準じる請求権に含まれる
（労働基準法11条）として２年とする解釈、もしくは商事債権の消滅時効で
ある５年（商法522条）と解釈すべきとの見解も
(12)
ある。これに対して、学界
の多数及び判例は10年と解釈している。
労働賃金請求権の消滅時効である２年という期間に関しては、通常、労
働賃金の額は、労働提供時にすみやかに判明するものであり、労働者のた
めにもその算定、支払いは速やかに行われることが要請される性質を有し
ていることから認められるものである。これに対して、職務発明の承継に
関する「相当の対価」は、その額が判明するのが実際に実施をした後であ
り、発明者である被用者の発明評価を行うためには、一定の期間が必要な
性質を有している。また、商事債権に該当するかどうかに関しては、企業
が行う行為には多様なものが含まれ、単純に商人である企業が行う行為で
あるからすべて商事債務の消滅時効に係るという見解は採用すべきでな
く、他に特別の規定がない以上、一般民事債権の消滅時効である10年（民
法167条１項）が時効期間となるとする現在の判例の考え方が適当である。
おわりに
職務発明の承継に係る相当の対価請求訴訟は日亜化学工業事件において
注目を集め、企業側からの要望を受け、35条の改正にもつながった。しか
しながら、同事件が注目を浴びるきっかけとなった東京地裁の
(13)
判断におい
ても相当の対価は特許の存続期間満了日までの予想売上高に対して５％に
(12) 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ（第２版）』（2006年、有斐閣）169頁参照。
(13) 東京地判平成16年１月30日判時1852号36頁、判タ1150号130頁。
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過ぎず、これを理由に企業の技術開発へのインセンティブが阻害されると
する考え方にはにわかには同調できない。
本件における発明者である被用者及び元被用者も個人として長い時間を
訴訟にかけ、訴訟継続中の経済的負担はすべて個人として負ってきた。こ
れに対して、企業側は、訴訟代理人への支払いを含め比較にならない額の
費用を訴訟にかけることができた。また、使用者側の売り上げを立証する
ためには、企業側の資料を入手することが不可欠であり、この点でも発明
者は大きな壁を乗り越えてこれを可能とした。このようなハンディ戦に対
して、少なくとも法解釈の理論的な面で発明者側が不利に扱われないよう
にと願わずにはいられない。
以上
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